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Dr.mr. M.S.C. Bakker, prof.mr. A.A. Quaedvlieg
WET- EN REGELGEVING
Implementatie auteursrechtrichtlijn
De implementatie van de Auteursrechtrichtlijn
(Richtlijn 2001/29/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffen-
de de harmonisatie van bepaalde aspecten van het
auteursrecht en de naburige rechten in de infor-
matiemaatschappij (PbEG L 167)) is nog in volle
gang. Het parlementair dossier (Kamerstukken 28
482) wordt steeds dikker. D.J.G. Visser geeft in
AMI 2003, 69-74, een analyse van de stand van
zaken na de op 17 maart jl. ingediende Nota van
Wijziging bij het wetsvoorstel.
Voorstel richtlijn handhaving i.e.-rechten. Voorstel
verordening inbeslagneming piratengoederen
Op het gebied van de piraterijbestrijding heeft de
Europese Commissie twee samenhangende initia-
tieven gelanceerd: een Voorstel voor een Richtlijn
van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
maatregelen en procedures om de handhaving van
intellectuele eigendomsrechten te waarborgen
(COM/2003/0046 def ). De Europese Gemeen-
schap heeft haar bevoegdheid op het gebied van het
materiële recht inzake intellectuele eigendom, dat
meer en meer een prioritair aandachtsgebied voor
de Gemeenschap lijkt te worden om het succes van
de interne markt te waarborgen, in een gestaag uit-
dijend systeem van Richtlijnen en Verordeningen.
De volgende stap is dat de Gemeenschap werk
maakt van de doeltreffende handhaving van de
intellectuele eigendomsrechten die zij op commu-
nautair niveau heeft geharmoniseerd of in het leven
heeft geroepen. Wat de beginselen betreft, kan het
feit dat de handhaving van intellectuele eigen-
domsrechten, die tegenwoordig voornamelijk door
het Gemeenschaps-recht worden geregeld, van lid-
staat tot lidstaat soms op zeer uiteenlopende wijze
wordt gewaarborgd, moeilijk verenigbaar lijken
met de doelstelling om rechthebbenden binnen de
interne markt een gelijk beschermingsniveau te
garanderen.
In diezelfde sfeer, namelijk een effectiever optre-
den tegen professionele inbreukmakers op IE-rech-
ten, ligt een Commissievoorstel voor een Verorde-
ning om de inbeslagneming door de douane van nage-
maakte goederen van buiten de Europese Unie verder
te vergemakkelijken (COM/2003/0020 def ).
RECHTSPRAAK MERKENRECHT
Europees Hof in Sieckmann-arrest: geen geurmerken
Kan een geur een merk zijn? Geuren hebben
inderdaad vaak een onderscheidend vermogen,
maar dat is niet voldoende voor het verkrijgen van
de merkenrechtelijke status. De Europese
Merkenrichtlijn (89/104) stelt namelijk in artikel
2 de eis dat merken vatbaar moeten zijn voor gra-
fische voorstelling. Is dat niet mogelijk, dan hoeft
op grond van artikel 3 lid 1 sub a Rl. de vraag naar
het onderscheidend vermogen van het betreffende
teken niet eens meer te worden beantwoord. De
inschrijving door het Europees Merkenbureau als
gemeenschapsmerk van ‘de geur van vers gemaaid
gras’ voor tennisballen leek in 1999 even de weg
voor geurmerken te openen.1 Sinds 12 december
2002, toen het Europees Hof van Justitie zijn
arrest in de zaak Sieckmann (C-273/00) wees,
weten we echter dat dat een ééndagsvlieg was.
Sieckmann wilde bij het Duitse Patent- und
Markenamt bescherming krijgen voor het ‘olfac-
torische merk [=geurmerk, mb] van de scheikun-
dig zuivere stof methylcinnamaat (kaneelmethyl-
ester), waarvan de structuurformule hieronder
staat afgebeeld [...] C6H5-CH = CHCOOCH3.’
Ter verduidelijking diende Sieckmann ook een
houder met een geurmonster in, en een verklaring
dat de geur gewoonlijk wordt omschreven als ‘bal-
semachtig-fruitig met een zweem van kaneel’.
Het Patent- und Markenamt meende echter dat
deze veelsoortige informatie onvoldoende was om
te voldoen aan het vereiste van grafische weergave
van een merk. Het Duitse Patentgericht twijfelde
over de juistheid van dat oordeel en legde de zaak
voor aan het EHvJ. Kort gezegd komen de voor-
gelegde vragen neer op het volgende: 1. kunnen
ook tekens die niet visueel waarneembaar zijn,
zoals geuren en geluiden, een merk zijn, wanneer
er wel een indirecte mogelijkheid is om zo’n teken
grafisch weer te geven; 2. als het antwoord op de
vorige vraag positief is, heeft Sieckmann met zijn
aan het Patent- und Markenamt overgelegde
informatie aan het vereiste van artikel 2 Rl vol-
daan?
In rov. 45 geeft het Hof te kennen dat niet-visu-
eel waarneembare tekens ook voor merkbescher-
ming in aanmerking komen, als het betreffende
teken maar adequaat grafisch kan worden, en is,
weergegeven. Het is in het belang van degenen die
de merkenregisters raadplegen in het kader van
vooronderzoek naar eerdere inschrijvingen, en
voor de rechtszekerheid van andere marktdeelne-
mers dat een grafische voorstelling ondubbel-
zinnig en objectief is (rov. 54). Oftewel: de voor-
stelling, in de vorm van figuren, lijnen of letterte-
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kens moet ‘duidelijk, nauwkeurig, als zodanig vol-
ledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk,
duurzaam en objectief ’ zijn (rov. 55).
Voldoet een chemische structuurformule in
samenhang met een scheikundige benaming aan
dit vereiste? Het Hof vindt van niet. Naam en for-
mule beschrijven slechts de stof, niet de geur. De
beschrijving ‘balsemachtig-fruitig met een zweem
van kaneel’ mag dan aansluiten op een classificatie
die in de Europese parfumindustrie gangbaar is,
maar ze wordt niet beschouwd als voldoende dui-
delijk, nauwkeurig en objectief. Derhalve: exit het
geurmerk. Het ziet er immers vooralsnog niet naar
uit dat men voor geuren een methode van
beschrijven en/of grafische weergave zal vinden
die voldoet aan de eisen van artikel 2 Rl.
Libertel: kleur kan merk zijn, met mitsen
Het Sieckmann-arrest vormt in zekere zin de
opmaat naar het op 6 mei jl. gewezen Libertel-
arrest (zaak C-104/01).2 De Hoge Raad had in
zijn verwijzingsarrest van 23 januari 2001 de
vraag voorgelegd of ‘aan een enkele, specifieke
kleur, die als zodanig is afgebeeld of met een inter-
nationaal toegepaste code is aangeduid, onder-
scheidend vermogen toekomt voor bepaalde
waren of diensten’.
Ook hier wordt eerst nagegaan wanneer het
merkdepot voldoet aan de eis van grafische voor-
stelbaarheid. Het Hof stelt voorop dat het onvol-
doende is om bij dat depot alleen een kleurmon-
ster op papier in te dienen: een monster kan in de
loop der tijd verkleuren (rov. 31-32). Indien een
kleurmonster in combinatie met een verbale
beschrijving niet voldoet aan de voorwaarden om
van een grafische voorstelling te kunnen spreken,
dan kan dit in het voorkomende geval worden
gecompenseerd door de kleur daarnaast met een
internationaal erkende kleurcode aan te duiden
(rov. 38).
De vraag naar het onderscheidend vermogen
benadert het Hof als volgt: het is niet a priori uit
te sluiten dat een enkele kleur als zodanig reeds
van zichzelf en in de context van de waren of dien-
sten waarvoor het recht wordt aangevraagd,
onderscheidend vermogen heeft (rov. 66). In elk
geval kan een kleur onder invloed van inburgering
onderscheidend vermogen krijgen (rov. 67). Een
en ander moet echter van geval tot geval door de
bevoegde autoriteit worden beoordeeld, met
inachtneming van alle concrete omstandigheden
van het geval.
Een extra dimensie in dit arrest is verder de
vraag of het, in het licht van een eventueel
Freihaltebedürfnis zoals uitgewerkt in het
Chiemsee-arrest (EHvJ 4 mei 1999, C-108/97),
hoe dan ook wel wenselijk is wanneer een enkele
kleur, zonder nadere aanduiding van contouren of
andere parameters als merkrecht aan een merk-
houder wordt toegewezen. Het Hof acht dit
vraagstuk niet van dien aard dat daarmee het
merkrecht op een kleur als zodanig ten principale
dient te worden afgewezen. De verlenende instan-
ties moeten er in het voorkomende geval voor
waken dat de beschikbaarheid van kleuren niet
ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere
marktdeelnemers die waren of diensten van het
type waarvoor de inschrijving is gevraagd, aanbie-
den (rov. 60).
RECHTSPRAAK AUTEURSRECHT
NOS machteloos tegen TV-gids Telegraaf 3
Een TV-gids bij de krant
De Hoge Raad heeft op 6 juni uitspraak gedaan in
de belangrijke zaak NOS/Telegraaf over televisie-
programmagegevens. Zou je het handig vinden als
je krant wekelijks een volledig overzicht van de
TV-programma’s bijvoegt, zodat je geen aparte
TV-gids meer nodig hebt? De Telegraaf wilde de
klant plezieren met een dergelijk extraatje, maar
kwam frontaal in botsing met de omroepen. Zie
hoe het begon en hoe het afliep. 
De onzekere intellectuele eigendom op programma-
gegevens
De Telegraaf was in 1998 begonnen met de ver-
spreiding van een wekelijks programmablad (TV
Week) als bijlage van het dagblad. TV Week
bevatte televisieprogrammagegevens, gerubriceerd
per dag naar genre (serie, sport, soap, comedy,
etc.). De NOS en de omroepen waren minder
ingenomen met deze concurrentie voor de
omroepbladen, en wilden TV Week verbieden op
grond van hun intellectuele eigendomsrechten op
de programmagegevens. Er is een keur van intel-
lectuele eigendomsrechten voorstelbaar op pro-
grammagegevens: ‘vol’ auteursrecht, de bijzondere
auteursrechtelijke geschriftenbescherming, en
databankbescherming. Maar – en dat maakte deze
procedure direct al spannend – die overvloed heeft
zijn keerzijde. Tegenover ieder van de i.e.-claims
stelde de Telegraaf omstandigheden waarom deze
niet op programmagegevens van toepassing zou-
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den zijn. Het Hof te Den Haag honoreerde in de
procedure die thans in cassatie diende inderdaad
niet al die i.e.-claims (met name niet het volle
auteursrecht en het databankenrecht), maar
erkende dat de programmagegevens wel
beschermd werden door auteursrechtelijke
geschriftenbescherming. Dat is een speciale bescher-
ming die het auteursrecht biedt aan geschriften en
die als bijzonderheid heeft dat zelfs geschriften die
geen enkel eigen, oorspronkelijk karakter verto-
nen toch auteursrechtelijk beschermd zijn. 
Misbruik van machtspositie door de NOS 
De toekenning van de geschriftenbescherming
hielp de NOS in dit geval echter toch niet verder,
want het Hof Den Haag, oordelend in kort
geding, meende tevens dat een gerede kans
bestond dat de NOS (en/of de omroepen) door
het inroepen van die bescherming tegen de
Telegraaf, misbruik maakte(n) van hun economi-
sche machtspositie. 
De Hoge Raad bespreekt in zijn uitspraak
alleen dit laatste punt. Hij oordeelt dat het Haagse
Hof inderdaad mocht aannemen dat er een gere-
de kans was dat de licentieweigering van de NOS
misbruik van machtspositie opleverde. Daarmee
werd bespreking van allerlei andere interessante
vragen overbodig. Die betroffen met name de
kwestie welke intellectuele eigendomsrechten er al
dan niet rusten op de programmagegevens en hoe
ver die bescherming precies reikt. Maar als toch al
vaststaat dat het laten gelden van die rechten mis-
bruik van machtspositie oplevert, ontvalt in deze
procedure het belang aan die vragen.
Invloed van het Magill-arrest
De motivering van de Hoge Raad is tamelijk kort.
Op een aantal punten meent hij dat het beroep
van de NOS uitgaat van een onjuiste lezing van
het arrest van het Haagse Hof; die laat ik hier ter-
zijde. Van belang zijn echter een tweetal oordelen
waarin de Hoge Raad aan het belangrijke
Europese Magill-arrest van 6 april 1995 ontleende
criteria toepast op de onderhavige zaak. Het
betreft enerzijds het criterium van de (afwezigheid
van) een objectieve rechtvaardigingsgrond, en
anderzijds de eis dat door de licentieweigering het
op de markt komen van een nieuw product wordt
belet, naar welk product publieksvraag bestaat.
Wat was in dit arrest Magill aan de orde? Ook in
dat geval betrof het een licentieweigering met
betrekking tot omroepgegevens. Drie in Ierland
uitzendende omroepen weigerden hun program-
magegevens te licentiëren aan Magill, die een
‘algemene’ TV-gids daaruit wilde samenstellen. In
Nederland kunnen wij ons iets anders dan een
algemene gids niet voorstellen, maar de Ieren
waren gedwongen om iedere week 3 afzonderlijke
gidsjes te kopen, tenminste als ze van TV hielden
en hun kijkweek goed wilden plannen. Door de
onontbeerlijke gegevens niet te licentiëren werd,
aldus het Hof van Justitie, de introductie belet van
een nieuw product, dat de betrokken ondernemin-
gen zelf niet aanboden en waarnaar van de zijde
van de consumenten een potentiële vraag bestond.
Door deze weigering, waarvoor geen objectieve
rechtvaardiging bestond, behielden de omroep-
maatschappijen zich een afgeleide markt, de
markt voor wekelijkse TV-gidsen, voor door elke
mededinging op die markt uit te sluiten. Dat
bracht mee dat zich in dit geval uitzonderlijke
omstandigheden voordeden die meebrachten dat
er misbruik was van machtspositie. Aldus het
Europese Hof in 1995.
Geen objectieve rechtvaardigingsgrond
Nu weer terug naar NOS/Telegraaf. Het Haagse
Hof meende in deze zaak, teruggrijpend op de
Magill-criteria van het Hof van Justitie, dat geen
objectieve rechtvaardigingsgrond bestond voor de
licentieweigering door de NOS, omdat door het
verlenen van de licentie het publieke omroepbe-
stel niet zou worden ondergraven. De Hoge Raad
acht dat in dit kort geding voldoende gemoti-
veerd, omdat het Hof tot uitdrukking heeft
gebracht dat het in de stellingen van de NOS geen
voldoende zwaarwegende gronden heeft kunnen
vinden voor de licentieweigering. Dit arrest geeft
dus – evenmin overigens als Magill – niet veel
prijs over wat dan wel een ‘objectieve rechtvaardi-
gingsgrond’ oplevert. Het leert wel dat, als de
houder van het i.e.-recht niet zeer diepgaand
motiveert waarom er van een dergelijke recht-
vaardigingsgrond sprake zou zijn, de Nederlandse
rechter in kort geding bij het aannemen van de
afwezigheid van zo een rechtvaardigingsgrond met
een minimale, zeer algemene motivering mag vol-
staan.
Nieuw product waarnaar een constante en regel-
matige potentiële vraag bestaat
De Hoge Raad constateert dat het Hof heeft vast-
gesteld dat van de zijde van de consument vraag
bestaat naar de onderhavige uitgave, en dat het
Hof daarmee het ontbreken van een daadwerke-
lijk of potentieel substituut voor TV Week op het
oog heeft gehad. De Hoge Raad neemt daar
genoegen mee. Dat roept wel vragen op. Het is
geen wonder dat er consumenten te vinden zijn
die wel trek hebben in een TV-gids die hen gratis
bij de krant wordt aangeboden; maar als dát al een
‘nieuw’ product als bedoeld in het Magill-arrest
oplevert, vraagt men zich af wat daar nog buiten
valt. Het enige verschil met de al bestaande gidsen
is immers het feit dat de Telegraaf de TV-pro-
gramma’s naar genre rangschikt. A-G Verkade
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trekt in twijfel of de jurisprudentieregels van het
Hof de voorwaarde van nieuwheid wel kennen,
kennelijk omdat die voorwaarde in het latere
Bronner-arrest (26 november 1998, Jur. 1998, p.
I-7791) niet is gesteld ten aanzien van de situatie
die daar aan de orde was (4.16). Maar in Bronner
betrof het een eis tot toegang tot een distributie-
netwerk, en dus in het geheel geen weigering van
een i.e.-licentie. Het is echter juist in de context
van intellectuele eigendomslicenties dat het stellen
van de eis voor de hand ligt dat niet het op de
markt komen van een nieuw product belemmerd
mag worden. Immers, intellectuele eigendom is
bedoeld om het ter beschikking komen van infor-
matie te stimuleren en niet om dit te bemoeilij-
ken. 
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REGELGEVING
Fiscale eenheid vennootschapsbelasting
Door de verkiezingen in 2002, het demissionair
worden van het kabinet Balkenende I en weer ver-
kiezingen heeft het wetgevend programma ook op
fiscaal vrijwel geheel stil gelegen voor een lange
tijd. Het wetsvoorstel herziening fiscale eenheid
was al enige tijd in behandeling en is uiteindelijk
eind 2002 toch afgerond, zodat de nieuwe rege-
ling per 1 januari 2003 in werking kon treden.
Enige wezenlijke verschillen met het oude fiscale
eenheidsregime zijn: 
– de moedermaatschappij hoeft nu nog maar
95% van de aandelen van de dochtermaat-
schappij te bezitten, voorheen 99%;
– naar Nederlands recht opgerichte vennoot-
schappen, maar feitelijk in het buitenland
gevestigd, kunnen niet meer in een fiscale een-
heid worden opgenomen. De vestigingsplaats-
fictie van artikel 2, lid 4, Wet Vpb 1969 geldt
niet meer voor de fiscale eenheid;
– in Nederland gevestigde vaste inrichtingen kun-
nen thans worden opgenomen in een fiscale
eenheid;
– fiscale eenheid kan worden aangegaan in de
loop van het boekjaar, voorheen alleen bij begin
van het boekjaar;
– verbreking van de fiscale eenheid werkte voor-
heen terug tot begin boekjaar, kan nu ook gedu-
rende boekjaar plaatsvinden;
– fiscale eenheidverliezen kunnen onder voor-
waarden worden meegegeven met de fiscale
eenheiddochter, voorheen bleven die achter bij
de moedermaatschappij;
– de sanctie van de zestiende standaardvoor-
waarde – algehele herwaardering van activa en
passiva van de dochtermaatschappij als stille
reserves van overgedragen vermogensbestand-
delen ten goede waren gekomen aan de moeder
– is nu via artikel 15ai Wet Vpb 1969 beperkt
tot de stille reserves van de overgedragen ver-
mogensbestanddelen.
Van belang is ook dat de regeling van de stan-
daardvoorwaarden nu is opgenomen in het Besluit
fiscale eenheid d.d 17 december 2002, Stb. 2002,
646, V-N 2003/8. Daardoor kan nu de Hoge
Raad deze voorwaarden toetsen aan de wettelijke
regeling. Overigens had de Hoge Raad kort daar-
voor in zijn arrest van 13 juni 2003, nr. 37745, 
V-N 2003/31.13 beslist dat de standaardvoor-
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